BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 43/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2009 068 404

ECLI:DE:BPatG:2019:121119B27Wpat43.18.0



hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. November 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein, den Richter

Schwarz und die Richterin Werner
beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
23. Mérz 2018 wird teilweise aufgehoben und insgesamt wie folgt neu

gefasst:

Unter Zuriickweisung der Erinnerung im Ubrigen wird der Beschluss
vom 14. April 2015 teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch aus
der Marke 30 2008 015 191 ,Mango’s“ gegen die Eintragung der

Marke 30 2009 068 404 ""*2* auch fur die nachfolgenden Waren

und Dienstleistungen zuriickgewiesen worden ist:

Klasse 30: Sporternahrung fur nichtmedizinische Zwecke (soweit
in Klasse 30 enthalten), insbesondere Musliriegel und
Traubenzuckerprodukte fur Nahrungszwecke; Algen
[Wirzstoff]; Anis [Korner]; Aromastoffe [pflanzliche]
fur Getranke, ausgenommen &therische Ole; Aromen
[pflanzliche], ausgenommen atherische Ole; Auszugs-
mehl; Backaromen, ausgenommen &therische Ole;
Backpulver; Backwaren [fein]; Bieressig; Bindemittel
fur Kochzwecke; Bindemittel fir Speiseeis; Biskuits;
Bohnenmehl; Bonbons; Brioches [Geback]; Brot; Brot
[ungesauert]; Brote [belegt]; Butterkeks; Chow-chow
[Wirzmittel]; Chutneys [Wirzmittel]; Couscous
[GrieR3]; Curry [Gewirz]; Custard (Vanillesol3e); Des-

serts, im Wesentlichen bestehend aus Teigwaren;



Eiscreme; Eistee; Erdnusskonfekt; Essenzen fur Nah-
rungszwecke, ausgenommen atherische Essenzen
und Ole; Essig; Fadennudeln; Fertiggerichte aus Teig-
waren; Fleischbeizmittel [Mittel zum Zartmachen] fur
Haushaltszwecke; Fleischpasteten; Fleischsaft; Fon-
dants [Konfekt]; Fruchtsaucen; Frahlingsrollen; Ge-
back; Gelee royale fur Nahrungszwecke [nicht fir
medizinische Zwecke]; Geleefrichte [SuRwaren];
gemahlener Mais [zum Kochen]; Gerste, geschalt;
Gerstengraupen; Gerstenmehl; Gerstenschrot; Ge-
tranke auf der Basis von Tee; Getreideflocken; Getrei-
depraparate; Getreidesnacks; Gewilrze; Gewirzmi-
schungen; Gewurznelken; Glukose fir Nahrungszwe-
cke; Gluten fur Nahrungszwecke; Griel3; Gritze flr
Nahrungszwecke; Hafer [gequetscht]; Haferflocken;
Hafergritze; Haferkerne [geschalter Hafer]; Halwabh;
Hefe in Tablettenform, nicht fir medizinische Zwecke;
Honig; Ingwer [Gewdurz]; Joghurteis [Speiseeis]; Kaf-
fee; Kaffee-Ersatz; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanz-
licher Grundlage; Kaffeearomen; Kaffeegetranke;
Kakao; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetranke; Kandis-
zucker fur Speisezwecke; Kapern; Karamellen; Kar-
toffelmehl fir Speisezwecke; Kaugummi, nicht flr
medizinische Zwecke; Kekse; Ketchup [Sauce]; Kle-
ber fur Nahrungszwecke; Kleingeback; Kochsalz;
Konfekt, Zuckerwaren; Konservierungssalz fir Le-
bensmittel; Kracker [Geback]; Krautertees, nicht
medizinische; Kuchen; Kuchenkrauter, konserviert
[Gewilirz]; Kuchenmischungen [pulverférmig]; Ku-
chenteig; Kuchenverzierungen [essbar]; Kuhleis;

Kurkuma fur Nahrungszwecke; Lakritze [Sul3waren];



Lakritzenstangen [Suf3waren]; Lebkuchen; Mais [ge-
mahlen]; Mais [gerOstet]; Maisflocken [Cornflakes];
Maisgrutze; Maismehl; Maisschrot; Makkaroni; Ma-
kronen [Gebéack]; Maltose; Malz fur den menschlichen
Verzehr; Malzbiskuits; Malzextrakte fir Nahrungs-
zwecke; Malzzucker; Mandelkonfekt; Marzipan; Mar-
zipanrohmasse; Mayonnaise; Meerwasser [fur die
Klche]; Mehl fir Nahrungszwecke; Mehlspeisen;
Melasse; Melassesirup; Milchbrei fur Nahrungszwe-
cke; Milchkaffee; Milchkakao; Milchschokolade [Ge-
trank]; Muhlenprodukte; Muskatniisse; Musli; Nah-
rungsmittel auf der Grundlage von Hafer; Nelken-
pfeffer; Nudeln; Paniermehl, Panierbrosel; Pasta
(Teigwaren); Pasteten im Teigmantel; Pasteten
[Backwaren]; Pastillen [StRwaren]; Petits Fours [Ge-
back]; Pfannkuchen [Crépes]; Pfeffer; Pfefferkuchen;
Pfefferminz fir Konfekt; Pfefferminzbonbons; Pide
(Fladenbrot); Piment [Gewiirz]; Pizzas; Popcorn; Pro-
polis fur Nahrungszwecke [Bienenprodukt]; Pudding;
Puffmais; Quiches; Ravioli; Reis; Reiskuchen;
Reissnacks; Relish [Wuirzmittel]; Roheis [natirlich
oder kunstlich gefroren]; Rohkaffee; Safran [Gewdrz];
Sago; Sahnestandmittel; Salatsaucen; Salz; Sand-
wiches; Saucen [Wirzen]; Sauerteig; Schokolade;
Schokoladegetranke; Schwarzkiimmel; Selleriesalz;
Semmeln [Brotchen]; Senf; Senfmehl; Sojabohnen-
paste [Wirzmittel]; Sojamehl; Sojasof3e; Sorbets
[Speiseeis]; Solden [Wirzen]; Spaghetti; Speiseeis;
Speiseeispulver; Speisenatron [Natriumbikarbonat];
Speisestarke; Starke fur Nahrungszwecke; Sternanis;

Sushi; StlRungsmittel [natirlich]; Stulwaren; Taboulé;



Klasse 35:

Klasse 43:

Tacos; Tapioka; Tapiokamehl fur Nahrungszwecke;
Tee; Teigfermente; Teigwaren; Tomatensauce; Tor-
ten; Tortillas; Traubenzucker fir Nahrungszwecke;
Vanille [Gewdrz]; Vanillin [Vanille-Ersatz]; Waffeln;
Wraps (Teigwaren); Wurstbindemittel; Wdarzmittel,
Wirzzubereitungen fur Nahrungsmittel; Zichorie [Kaf-
fee-Ersatz]; Zimt [Gewilrz]; Zuckermandeln; Zucker-

waren als Christbaumschmuck; Zwieback

Einzelhandelsdienstleistungen, auch Uber das Inter-
net und mittels Teleshopping-Sendungen, in den
Bereichen: Lebensmittel und Getrénke, landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige
Genussmittel; Online- oder Katalogversandhandels-
dienstleistungen in den Bereichen: Lebensmittel und

Getranke, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
von Gasten; Betrieb einer Bar; Betrieb eines Cam-
pingplatzes; Betrieb von Feriencamps [Beherber-
gung]; Betrieb von Hotels; Betrieb von Motels; Cate-
ring; Party-Planung [Verpflegung]; Vermietung von
Backoéfen und Kochgeréaten; Vermietung von Gaste-
zimmern; Vermietung von Geschirr und Besteck; Ver-
mietung von Stuhlen, Tischen, Tischwéasche, Glasern;
Vermietung von Versammlungsraumen; Vermietung
von Zelten; Vermietung von Ferienhéusern; Verpfle-
gung von Gasten in Cafés; Verpflegung von Gasten in
Restaurants; Verpflegung von Gasten in Schnellim-
bissrestaurants [Snackbars]; Verpflegung von Gasten

in Cafeterias; Verpflegung von Gasten in Kantinen;



Verpflegung von Gasten in Selbstbedienungsrestau-
rants; Zimmerreservierung; Zimmerreservierung in
Hotels; Zimmerreservierung in Pensionen; Zimmer-

vermittlung [Hotels, Pensionen].

Im Umfang der Teilaufhebung wird die L6schung der Eintragung der

Marke 30 2009 068 404 " fir die vorgenannten Waren und

Dienstleistungen angeordnet.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde:

Fur die Beschwerdegegnerin wurde aufgrund der Anmeldung vom 22. Dezem-
ber 2009 im Markenregister am 7. Juni 2010 die farbige (gelb, orange, braun) Marke
30 2009 068 404

/Maivja’s

fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 25, 30, 35 und 43 eingetragen. Die
Marke, deren Schutzdauer bis 31. Dezember 2029 verlangert ist, ist nach teilweisem

Verzicht noch fur folgende Waren und Dienstleistungen geschiitzt:



Klasse 21:

Klasse 30:

Gerate und Behalter fur Haushalt und Kiiche; Kamme
und Schwdmme; Bursten und Pinsel (ausgenommen
fur Malzwecke); Blrstenmachermaterial, Putzzeug;
Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas
(mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan
und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen ent-

halten sind

Sporternahrung fur nichtmedizinische Zwecke (soweit
in Klasse 30 enthalten), insbesondere Musliriegel und
Traubenzuckerprodukte fir Nahrungszwecke; Algen
[Wrzstoff]; Anis [Kdrner]; Aromastoffe [pflanzliche]
fir Getranke, ausgenommen atherische Ole; Aromen
[pflanzliche], ausgenommen &therische Ole; Aus-
zugsmehl; Backaromen, ausgenommen atherische
Ole; Backpulver; Backwaren [fein]; Bieressig; Binde-
mittel fir Kochzwecke; Bindemittel fir Speiseeis; Bis-
kuits; Bohnenmehl; Bonbons; Brioches [Gebéack];
Brot; Brot [ungesauert]; Brote [belegt]; Butterkeks;
Chow-chow [Wirzmittel]; Chutneys [Wurzmittel];
Couscous [Griel3]; Curry [Gewdrz]; Custard (Vanille-
sol3e); Desserts, im Wesentlichen bestehend aus
Teigwaren; Eiscreme; Eistee; Erdnusskonfekt; Essen-
zen fur Nahrungszwecke, ausgenommen &atherische
Essenzen und Ole; Essig; Fadennudeln; Fertigge-
richte aus Teigwaren; Fleischbeizmittel [Mittel zum
Zartmachen] fur Haushaltszwecke; Fleischpasteten;
Fleischsaft; Fondants [Konfekt]; Fruchtsaucen; Frih-
lingsrollen; Geback; Gelee royale fur Nahrungszwe-
cke [nicht fur medizinische Zwecke]; Geleefriichte

[SuRwaren]; gemahlener Mais [zum Kochen]; Gerste,



geschélt; Gerstengraupen; Gerstenmehl; Gersten-
schrot; Getranke auf der Basis von Tee; Getreideflo-
cken; Getreidepraparate; Getreidesnacks; Gewlirze;
Gewdlrzmischungen; Gewirznelken; Glukose fir
Nahrungszwecke; Gluten fur Nahrungszwecke;
Griel3; Grutze fur Nahrungszwecke; Hafer [ge-
guetscht]; Haferflocken; Hafergritze; Haferkerne [ge-
schalter Hafer]; Halwah; Hefe in Tablettenform, nicht
fur medizinische Zwecke; Honig; Ingwer [Gewdurz];
Joghurteis [Speiseeis]; Kaffee; Kaffee-Ersatz; Kaffee-
Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage; Kaffeearo-
men; Kaffeegetrdnke; Kakao; Kakaoerzeugnisse;
Kakaogetranke; Kandiszucker fiir Speisezwecke;
Kapern; Karamellen; Kartoffelmehl fir Speisezwecke;
Kaugummi, nicht fir medizinische Zwecke; Kekse;
Ketchup [Sauce]; Kleber fir Nahrungszwecke; Klein-
gebéck; Kochsalz; Konfekt, Zuckerwaren; Konservie-
rungssalz fur Lebensmittel; Kracker [Geback]; Krau-
tertees, nicht medizinische; Kuchen; Kichenkrauter,
konserviert [Gewdrz]; Kuchenmischungen [pulverfor-
mig]; Kuchenteig; Kuchenverzierungen [essbar];
Klhleis; Kurkuma fir Nahrungszwecke; Lakritze
[SuRwaren]; Lakritzenstangen [SuRBwaren]; Lebku-
chen; Mais [gemahlen]; Mais [geroOstet]; Maisflocken
[Cornflakes]; Maisgrutze; Maismehl; Maisschrot; Mak-
karoni; Makronen [Gebéack]; Maltose; Malz fir den
menschlichen Verzehr; Malzbiskuits; Malzextrakte fur
Nahrungszwecke; Malzzucker; Mandelkonfekt; Marzi-
pan; Marzipanrohmasse; Mayonnaise; Meerwasser

[fUr die Klche]; Mehl fir Nahrungszwecke; Mehlspei-



sen; Melasse; Melassesirup; Milchbrei fur Nahrungs-
zwecke; Milchkaffee; Milchkakao; Milchschokolade
[Getrank]; Muhlenprodukte; Muskatnisse; Musli;
Nahrungsmittel auf der Grundlage von Hafer; Nelken-
pfeffer; Nudeln; Paniermehl, Panierbrosel; Pasta
(Teigwaren); Pasteten im Teigmantel, Pasteten
[Backwaren]; Pastillen [StRwaren]; Petits Fours [Ge-
back]; Pfannkuchen [Crépes]; Pfeffer; Pfefferkuchen;
Pfefferminz fiur Konfekt; Pfefferminzbonbons; Pide
(Fladenbrot); Piment [Gewiirz]; Pizzas; Popcorn; Pro-
polis fur Nahrungszwecke [Bienenprodukt]; Pudding;
Puffmais; Quiches; Ravioli; Reis; Reiskuchen; Reis-
snacks; Relish [Wirzmittel]; Roheis [naturlich oder
kinstlich gefroren]; Rohkaffee; Safran [Gewdlrz];
Sago; Sahnestandmittel; Salatsaucen; Salz; Sandwi-
ches; Saucen [Wirzen]; Sauerteig; Schokolade;
Schokoladegetranke; Schwarzkimmel; Selleriesalz;
Semmeln [Brotchen]; Senf; Senfmehl; Sojabohnen-
paste [Wirzmittel]; Sojamehl; Sojasol3e; Sorbets
[Speiseeis]; SoRen [Wirzen]; Spaghetti; Speiseeis;
Speiseeispulver; Speisenatron [Natriumbikarbonat];
Speisestarke; Starke fur Nahrungszwecke; Sternanis;
Sushi; StRungsmittel [natirlich]; Stlwaren; Taboulé;
Tacos; Tapioka; Tapiokamehl fur Nahrungszwecke;
Tee; Teigfermente; Teigwaren; Tomatensauce; Tor-
ten; Tortillas; Traubenzucker fir Nahrungszwecke;
Vanille [Gewdirz]; Vanillin [Vanille-Ersatz]; Waffeln;
Wraps (Teigwaren); Wourstbindemittel; Wirzmittel;
Wirzzubereitungen fir Nahrungsmittel; Zichorie [Kaf-
fee-Ersatz]; Zimt [Gewilrz]; Zuckermandeln; Zucker-

waren als Christbaumschmuck; Zwieback



Klasse 35:

-10 -

Dienstleistungen eines Franchisegebers, namlich
betriebswirtschaftliche Beratung von Franchiseneh-
mern und Hilfe bei der betriebswirtschaftlichen Orga-
nisation und FUhrung von Unternehmen, insbe-
sondere bei der Organisation und Fuhrung von Res-
taurants, bei der Anwerbung und Vermittlung von
Personal, bei der Offentlichkeitsarbeit, bei der Schau-
fensterdekoration sowie bei der Werbung und dem
Marketing; Aktualisierung und Pflege von Daten in
Computerdatenbanken; Aktualisierung von Werbe-
material; Arbeitnehmertberlassung auf Zeit; Aufstel-
lung von Kosten-Preisanalysen; Auskinfte in Ge-
schaftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisa-
tion und Fuhrung von Unternehmen; Beratung in
Fragen der Geschaftsfiihrung; Beratungsdienste in
Fragen der Geschéftsfihrung; Beschaffungsdienst-
leistungen fur Dritte [Erwerb von Waren und Dienst-
leistungen fur andere Unternehmen]; Betrieb einer Im-
und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung;
Buchfiihrung; Buchprifung; Biroarbeiten; Dateien-
verwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer
Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bautragers,
namlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorha-
ben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, namlich
Erstellung von Steuererklarungen; Dienstleistungen
eines Wirtschaftsprifers; Durchfihrung von Auktio-
nen und Versteigerungen; Durchfihrung von Auktio-
nen und Versteigerungen im Internet; Durchflihrung
von Unternehmensverlagerungen; Durchfiihrung von

Transkriptionen; Einzelhandelsdienstleistungen, auch
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uber das Internet und mittels Teleshopping-Sendun-
gen, in den Bereichen: Drogerie- und Haushaltswa-
ren, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Ton-
und Datentrager, Druckereierzeugnisse, Papier- und
Schreibwaren, Buroartikel, Einrichtungs- und Dekora-
tionswaren, Spielwaren, Lebensmittel und Getrénke,
land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse,
Tabakwaren und sonstige Genussmittel; Entwicklung
von Nutzungskonzepten fir Immobilien in betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Er-
mittlungen in Geschaftsangelegenheiten; Erstellen
von Statistiken; Erstellung von Abrechnungen (Buro-
arbeiten); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gut-
achten; Erstellung von Geschaftsgutachten; Erstel-
lung von Rechnungsauszlgen; Erstellung von Steuer-
erklarungen; Erstellung von Wirtschaftsprognosen;
Erteilung von Auskinften (Information) und Beratung
fur Verbraucher in Handels- und Geschéaftsangele-
genheiten [Verbraucherberatung]; Erteilung von Aus-
kinften in Handels- und Geschéaftsangelegenheiten;
Fakturierung; Fernsehwerbung; Geschaftsfihrung fir
darstellende Kinstler; Geschaftsfuhrung fir Dritte;
Geschaftsfuhrung von Hotels im Auftrag Dritter; Grol3-
handelsdienstleistungen, auch Uber das Internet und
mittels Teleshopping-Sendungen, in den Bereichen:
Drogerie- und Haushaltswaren, Waren des Gesund-
heitssektors, Maschinen, Ton- und Datentrager, Dru-
ckereierzeugnisse, Papier- und Schreibwaren, Buro-
artikel, Einrichtungs- und Dekorationswaren, Spielwa-
ren, Lebensmittel und Getranke, land-, garten- und

forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und
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sonstige Genussmittel; heliografische Vervielfalti-
gungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe
bei der Fuhrung von gewerblichen oder Handels-
betrieben; Informationen in Geschaftsangelegenhei-
ten; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von
Waren und Dienstleistungen fir Dritte; Kundengewin-
nung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing);
Layoutgestaltung fir Werbezwecke; Lohn- und
Gehaltsabrechnung; Marketing [Absatzforschung];
Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschung
in Computerdateien [fur Dritte]; Nachforschungen in
Geschéaftsangelegenheiten; Offentlichkeitsarbeit
[Public Relations]; Online- oder Katalogversandhan-
delsdienstleistungen in den Bereichen: Drogerie- und
Haushaltswaren, Waren des Gesundheitssektors,
Maschinen, Ton- und Datentrager, Druckereierzeug-
nisse, Papier- und Schreibwaren, Biroartikel, Ein-
richtungs- und Dekorationswaren, Spielwaren, Le-
bensmittel und Getranke, land-, garten- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige
Genussmittel; Online-Werbung in einem Computer-
netzwerk; Organisation und Durchfiihrung von Werbe-
veranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und
Messen fur wirtschaftliche und Werbezwecke; Organi-
sationsberatung in Geschaftsangelegenheiten; orga-
nisatorische Beratung; organisatorisches Projektma-
nagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste
[Hilfe bei Geschéaftsangelegenheiten]; Personal-, Stel-
lenvermittlung; Personalanwerbung; Personalaus-

wahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests;
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Personalmanagementberatung; Plakatanschlagwer-
bung; Planung und Uberwachung von Unternehmens-
entwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planung
von Werbemal3nahmen; Planungen [Hilfe] bei der
Geschaftsfihrung; Prasentation von Firmen im Inter-
net und anderen Medien; Prasentation von Waren in
Kommunikations-Medien fur den Einzelhandel, aus-
genommen Waren in den Bereichen Bekleidung,
Sportwaren, Kosmetik, Taschen, Uhren und
Schmuck; Preisvergleichsdienste; Publikation von
Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) fur
Werbezwecke; Publikation von Versandhauskatalo-
gen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammen-
stellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schat-
zung von ungeschlagenem Holz; Schatzungen auf
dem Gebiet der Wolle; Schaufensterdekoration;
Schreibdienste [Textverarbeitung]; Schreibmaschi-
nenarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Sponso-
rensuche; Sponsoring in Form von Werbung; Ste-
nografiearbeiten; Systematisierung von Daten in
Computerdatenbanken; Telefonantwortdienst  flr
abwesende Teilnehmer; Telefonkostenabrechnung;
Uberlassung von Zeitarbeitskraften; Unternehmens-
beratung; Unternehmensverwaltung; Veranstaltung
von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken;
Verbraucherberatung; Verbreitung von Werbeanzei-
gen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsforderung
[Sales promotion] [fur Dritte]; Vermietung von Blro-
maschinen und -geraten; Vermietung von Fotokopier-

maschinen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Ver-



-14 -

mietung von Verkaufsstanden; Vermietung von Wer-
beflachen; Vermietung von Werbeflachen im Internet;
Vermietung von Werbematerial, Vermietung von Wer-
bezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von
Abonnements fir Telekommunikationsdienste fur
Dritte; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken,;
Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten,
auch Uber das Internet; Vermittlung von Handelsge-
schaften fur Dritte, auch im Rahmen von e-commerce;
Vermittlung von Mobilfunkvertragen fir Dritte; Vermitt-
lung von Vertragen fur Dritte, GUber den An- und Ver-
kauf von Waren; Vermittlung von Vertragen fur Dritte,
uber die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung
von Vertrdgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von
Werbevertragen fur Dritte; Vermittlung von Zeitar-
beitskraften; Vermittlung von Zeitungsabonnements
[fUr Dritte]; Versandwerbung; Verteilung von Waren-
proben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbe-
material [Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Wa-
renproben]; Verteilung von Werbemitteln; Vervielfal-
tigung von Dokumenten; Verwaltungstechnische
Bearbeitung von Bestellungen; Vorfihrung von Waren
fur Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspra-
sentationen, ausgenommen Waren in den Bereichen
Bekleidung, Sportwaren, Kosmetik, Taschen, Uhren
und Schmuck; Werbung; Werbung durch Werbe-
schriften; Werbung im Internet fur Dritte; Werter-
mittlungen in Geschéaftsangelegenheiten; Zusammen-
stellung von Daten in Computerdatenbanken; Zusam-
menstellung von Waren fiur Dritte zu Prasentations-

und Verkaufszwecken, ausgenommen Waren in den
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Bereichen Bekleidung, Sportwaren, Kosmetik, Ta-

schen, Uhren und Schmuck

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
von Gasten; Betrieb einer Bar; Betrieb eines Cam-
pingplatzes; Betrieb von Feriencamps [Beherber-
gung]; Betrieb von Hotels; Betrieb von Motels; Betrieb
von Tierheimen; Catering; Dienstleistungen einer
Kinderkrippe; Dienstleistungen von Alten- und Senio-
renheimen; Dienstleistungen von Pensionen; Party-
Planung [Verpflegung]; Vermietung von Backdfen und
Kochgeraten; Vermietung von Gastezimmern; Ver-
mietung von Geschirr und Besteck; Vermietung von
Stuhlen, Tischen, Tischwasche, Glasern; Vermietung
von Versammlungsraumen; Vermietung von Zelten;
Vermietung von Ferienhausern; Verpflegung von
Gasten in Cafés; Verpflegung von Gasten in Restau-
rants; Verpflegung von Gasten in Schnellimbiss-
restaurants [Snackbars]; Verpflegung von Gasten in
Cafeterias; Verpflegung von Gasten in Kantinen;
Verpflegung von Gasten in Selbstbedienungsrestau-
rants; Zimmerreservierung; Zimmerreservierung in
Hotels; Zimmerreservierung in Pensionen; Zimmer-

vermittlung [Hotels, Pensionen].

Gegen diese am 9. Juli 2010 veréffentlichte Eintragung hat der Beschwerdefiihrer
Widerspruch eingelegt aus seiner aufgrund der Anmeldung vom 7. Marz 2008 seit
16. Juli 2008 fur die Dienstleistungen

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten; Betrieb einer Diskothek
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Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gasten

eingetragenen Wortmarke 30 2008 015 191

Mango’s

deren Schutzdauer bis 31. Marz 2028 verlangert ist.

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fir die Dienstleis-
tungen ,Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitaten,
Betrieb einer Diskothek, Dienstleistungen zur Beherbergung von Gasten* bestritten
und hierzu ausgefuhrt, die Widerspruchsmarke scheine lediglich fiir Dienstleistun-
gen im Bereich der Verpflegung von Gasten, und dies auch nur in bescheidenem
Umfang, namlich in einem Restaurant in K... und einem Restaurant in E...
benutzt zu werden. Nach Vorlage von Benutzungsunterlagen durch den Beschwer-
defuhrer, wegen deren Einzelheiten auf die Amtsakte verwiesen wird, hat die
Beschwerdegegnerin ihre Nichtbenutzungseinrede mit der Begrindung aufrecht
erhalten, die vorgelegten Unterlagen betrafen nur Verpflegungsdienstleistungen

und reichten daher zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung nicht aus.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 43, hat mit
Beschluss vom 14. April 2015 den Widerspruch und mit weiterem Beschluss vom
23. Marz 2018 auch die hiergegen eingelegte Erinnerung des Beschwerdeflihrers,
mit der er weitere Benutzungsunterlagen eingereicht hatte, zurtickgewiesen. Zur
Begrindung ist jeweils ausgefihrt, der Beschwerdefihrer habe auf die nach § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. zulassige Nichtbenutzungseinrede der Beschwerde-

gegnerin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fir den mal3-
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geblichen Zeitraum vom 23. Marz 2013 bis 23. Marz 2018 nicht hinreichend glaub-
haft gemacht. Daher kbnne schon aus diesem Grund der Widerspruch keinen Erfolg

haben.

Der Erinnerungsbeschluss ist dem Verfahrensbevollméchtigten des Beschwerde-
fuhrers am 12. April 2018 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 11. Mai 2018, beim
Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag per Telefax eingegangen, hat
der Beschwerdeflihrer gegen die vorgenannten Beschliisse Beschwerde unter Zah-

lung einer Beschwerdegebiihr eingelegt.

Zur Begrindung seiner Beschwerde hat er weitere Benutzungsunterlagen einge-
reicht, wegen deren Einzelheiten auf die Anlagen 1 bis 21 zur Beschwerdebegrin-
dungsschrift vom 15. November 2018 (Bl. 31 bis 231 d. GA) Bezug genommen wird.
Zur Frage der Verwechslungsgefahr hat er auf sein Vorbringen im Verwaltungsver-
fahren verwiesen. In diesem hatte er u.a. ausgefiihrt, eine Kennzeichenschwéche
der Widerspruchsmarke lage nicht vor, weil das angesprochene Publikum aufgrund
des zusatzlichen Apostrophen und des Schlussbuchstabens ,s* keinen Bezug zu
einer tropischen Frucht herstellen kénne und sie daher fir eine Fantasiebezeich-
nung halten werde. Die von der angegriffenen Marke in Klasse 43 beanspruchten
Dienstleistungen seien mit den Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherber-
gung von Gasten der Widerspruchsmarke teilweise identisch, im Ubrigen &hnlich.
Ahnlichkeit besteht ferner zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
in Klasse 43 und jedenfalls einigen Waren, die die angegriffene Marke in Klasse 30
beanspruche (wie etwa Backwaren und Fertiggerichte). Die Widerspruchsmarke
"Mango's" sei mit dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke "Mongo's" klanglich
und schriftbildlich hochgradig ahnlich. Entgegen der Auffassung der Beschwerde-
gegnerin wirden die Ahnlichkeiten der einander gegeniiberstehenden Zeichen
auch nicht durch einen eindeutigen Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke neutra-
lisiert, da - wie bereits ausgefihrt - die Widerspruchsmarke keinen ohne weiteres
erkennbaren Begriffsgehalt aufweise und vom Publikum insbesondere nicht fir die

Bezeichnung einer tropischen Frucht gehalten werde.
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Der Beschwerdefiuhrer beantragt wortlich:

1. die Beschlisse der Markenstelle fir die Klasse 43 vom
14. April 2015 und 23. Marz 2018 aufzuheben;

2. die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Wi-
derspruchsmarke fiir alle identischen und ahnlichen Waren/

Dienstleistungen zu I6schen.

Die Beschwerdegegnerin hat keinen ausdrtcklichen Antrag gestellt und sich zur
Beschwerde auch nicht gedul3ert. Im Verwaltungsverfahren hat sie ausgefihrt, dass
die Widerspruchsmarke auf die tropische Frucht ,Mango“ hinweise und damit
insbesondere in Verbindung mit Verpflegungsdienstleistungen als unmittelbar
beschreibende Angabe verstanden werde. Insofern sei ihre Kennzeichnungskraft
stark begrenzt. Auch schliel3e ihr erkennbarer Sinngehalt die Verwechslungsgefahr
aus. Zudem sei zu bericksichtigen, dass die ebenfalls angegriffenen Waren und
Dienstleistungen der Klassen 21, 30 und 35 keine Ahnlichkeit zu den Dienstleistun-
gen der alteren Marke aufwiesen. Schlielilich seien die sich gegenuliberstehenden

Marken nicht &hnlich.

A. Uber die Beschwerde kann entschieden werden, ohne dass den Beteiligten
zuvor der Entscheidungszeitpunkt angekindigt oder der Beschwerdegegnerin,
deren Verfahrensbevollmachtigten die Beschwerdebegriindung am 26. Novem-
ber 2018 zugestellt worden ist und die sich bislang zur Beschwerde nicht geaul3ert
hat, noch eine Frist zur Beschwerdeerwiderung gesetzt werden muss. Es entspricht
standiger Rechtsprechung fir den Fall einer nicht eingereichten Beschwerdebe-
grindung, dass diese nicht angemahnt werden muss, sondern nach einer angemes-

senen Frist Uber die Beschwerde entschieden werden kann (vgl. BPatGE 19, 225,
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227 ff.; 23, 171). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist hierfiir ent-
sprechend § 85 Abs. 3 Satz 2 MarkenG bereits eine Frist von zwei Wochen ausrei-
chend (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Diese die Vorlage der Beschwerde-
begriindung betreffenden Grundsatze gelten auch fur die Mdoglichkeit des Be-
schwerdegegners zur Vorlage einer Stellungnahme zum Beschwerdevorbringen.
Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist vorliegend eine Entscheidung rund ein Jahr
nach Zustellung der Beschwerdebegriindung jedenfalls zulassig. Es kann auch
ohne mundliche Verhandlung entschieden werden, weil kein Beteiligter eine solche

beantragt hat und auch der Senat eine solche fir entbehrlich erachtet.

B. Die Beschwerde ist nach § 66 MarkenG zulassig, aber nur aus dem im Tenor
ersichtlichen Umfang begriindet. Denn lediglich insoweit liegt eine Verwechslungs-
gefahr zwischen den sich gegentberstehenden Marken nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG vor. Demgegenuber ist eine Verwechslungsgefahr fur die Ubrigen ange-
griffenen Waren und Dienstleistungen, fur welche die angegriffene Marke einge-
tragen ist, nicht zu beflrchten, so dass insoweit die weitergehende Beschwerde

zuriickzuweisen ist.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsalte-
ren Marke nach 8 42 Abs. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu l6schen, wenn zwischen
beiden Zeichen wegen der Identitat oder Ahnlichkeit der gegeniiberstehenden Mar-
ken und der jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unter Beriicksich-
tigung der Kennzeichnungskraft des alteren Zeichens die Gefahr von Verwechs-
lungen einschliellich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Ver-
bindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Européischen
Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wech-
selbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den grol3eren
Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, Rn. 16 f. - Canon; MarkenR 1999, 236, Rn. 19 - Lloyd/Loints;
BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der alteren Marke ist dabei aber
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auf die Falle zu beschranken, in denen die Benutzung eines identischen oder ahn-
lichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der &lteren Marke, insbesondere
ihre Hauptfunktion zur Gewahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistun-
gen gegeniber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen kénnte (vgl.
EuGH GRUR 2003, 55, [Rn. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153,
Rn. 59 - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, Rn. 21 - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsatzen kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr zwi-
schen der jingeren Marke und der ihr gegentberstehenden Widerspruchsmarke

nur teilweise im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang festgestellt werden.

a) Die Widerspruchsmarke verfugt iber durchschnittliche Kennzeichnungskratft.

aa) Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich danach, inwieweit sie
geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, flr die sie eingetragen worden ist,
als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit
diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterschei-
den (vgl. EuUGH MarkenR 1999, 189, Rn. 49 - Chiemsee; GRUR 2010, Rn. 33
— Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2009, 484, Rn. 83
- Metrobus; GRUR 2015, 1127, Rn. 10 — ISET/ISETsolar). Fur die Bestimmung des
Grades ist dabei mal3geblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer
Eigenart und ihres - ggf. durch Benutzung erlangten - Bekanntheitsgrades als Pro-
dukt- und Leistungskennzeichnung einzupragen vermag, so dass sie in Erinnerung
behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14
Rn. 497). Sofern Anhaltspunkte fir eine Schwachung der Marke nicht erkennbar
sind, ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Der Grad
an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestim-
men (so ausdrtcklich EuGH MarkenR 1999, 236, Rn. 22 - Lloyd/Loints). Fir die
Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft - wie auch fur die anderen Fak-
toren der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit und der Markenahnlichkeit - reicht

neben den Fallen der Bekanntheit der Marke bzw. ihrer (im Widerspruchsverfahren
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allerdings nicht feststellbaren) Schutzunfahigkeit sowie der ldentitat oder Un&ahn-
lichkeit der Waren oder Dienstleistungen eine Differenzierung nach sehr hoch (weit
uberdurchschnittlich), hoch (Gberdurchschnittlich), normal (durchschnittlich), gering
(unterdurchschnittlich) und sehr gering (weit unterdurchschnittlich) in der Regel aus
(vgl. BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 55 — Culinaria/Villa Culinaria).

bb) Nach diesen Grundsatzen ist die Kennzeichnungskraft der widersprechen-
den Wortmarke ,Mango’s* als hormal (durchschnittlich) anzusehen. Die Auffassung
der Beschwerdegegnerin, die Widerspruchsmarke sei wegen ihres Hinweises auf
eine exotische Frucht fur Verpflegungsdienstleistungen schutzunféahig, greift nicht.
Eine Sachangabe wird das Publikum in der bloRen Angabe einer Frucht noch nicht
sehen, da es unublich ist, in gastronomischen Betrieben Dienstleistungen nur im
Hinblick auf eine einzige Essenszutat zu erbringen oder hierauf gesondert in Allein-
stellung des Begriffs hinzuweisen. Zudem wird das Publikum von einer solchen
Sachangabe, erachtet man sie denn Uberhaupt als mdglich, durch den nachgestell-
ten Apostroph und den hieran anschlieRenden Konsonanten ,s", in denen das Pub-
likum allenfalls den englischen Genitiv des Markenwortes erachten wird, dem das
Substantiv, auf welches diese Deklinationsform sich beziehen musste, fehlt, hinweg
gefuhrt. Damit gibt es aber keinen Grund mehr fur die Annahme, es handele sich
nur um eine Angabe des im damit gekennzeichneten gastronomischen Betrieb ver-
arbeiteten oder gar allein angebotenen Nahrunsgmittels. Vielmehr wird das Publi-
kum das widersprechende Zeichen nur noch als Namen des gekennzeichneten
Betriebs, d.h. als Marke, ansehen. Damit entfallt aber die Grundlage fur die An-
nahme einer origindren Kennzeichenschwache. Fir eine Kennzeichenschwéache
aus sonstigen Grunden fehlt es an Anhaltspunkten. Eine Kennzeichensteigerung
infolge Benutzung ist weder vom Beschwerdefiihrer geltend gemacht worden noch

anderweitig ersichtlich.

b) Die Marken sind schon in ihrem jeweiligen Gesamteindruck weit Uberdurch-

schnittlich &hnlich.
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aa) Marken sind als ahnlich anzusehen, wenn ihre Ubereinstimmungen in der
(auch undeutlichen) Erinnerung von mal3geblichen Teilen der durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Abnehmer (vgl. EUGH GRUR 2003, 604,
605 — Libertel; GRUR 2004, 943, 944 — SAT.2), an welche sich die jeweils bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unter-
schiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, in einem
Malie tberwiegen (BGH GRUR 2015, 1004, Rn. 23 — IPS/ISP), dass die betreffen-

den Kreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten kdnnen.

Die Ahnlichkeit von Marken ist dabei grundsétzlich aufgrund ihres jeweiligen Ge-
samteindrucks unabhangig vom Prioritatsalter zu beurteilen (EuGH GRUR 1998,
397, 390 Tz. 23 - Sabéel/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life;
GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 14 — REAL-
Chips; GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Dabei ist von dem all-
gemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass das Publikum eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise
zu unterwerfen. Die Frage der Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist
nach deren Ahnlichkeit in Klang, Bild bzw. Schriftbild und Sinngehalt zu beurteilen,
weil Marken auf die Angesprochenen klanglich, bildlich und begrifflich wirken (vgl.
EuGH GRUR 2006, 413, Rn.19 -ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn.28
— THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2015, 1009, Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010,
235, Rn. 15 — AIDA/AIDU). Dabei kann berticksichtigt werden, welche Bedeutung
diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen
zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 28 - SIR/Zirh). Eine Ahnlichkeit in nur
einem dieser drei Aspekte begriindet zwar nicht notwendig die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr (vgl. EUGH a.a.O., Rn. 21 f. - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall
ausreichen (EuGH a.a.O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; vgl. auch BGH GRUR 2015, 1009,
Rn. 24 — BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Rn. 25 — REAL-Chips; GRUR 2010,
235, Rn. 18 — AIDA/AIDU), sofern nicht die Ubereinstimmungen in einem Aspekt
durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl.
EuGH a.a.O., Rn. 35 - SIR/Zirh).
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bb) Nach diesen allgemeinen Grundsatzen liegt hier ein weit Gberdurchschnittli-
cher Grad der Zeichen&hnlichkeit vor. Beide Marken unterscheiden sich in den
Wortbestandteilen ,Mango’s" und ,Mongo’s“ allein im zweiten Buchstaben, der in
der Widerspruchsmarke ,a“ und in der angegriffenen Marke ,0" lautet. Samtliche
Ubrigen Buchstaben nebst Apostroph sind demgegeniiber identisch, insbesondere
enthalten beide Marken Ubereinstimmend einen Apostroph und den Schluss-Kon-
sonanten ,s“. Hinzu kommt, dass sich die Vokale ,a" und ,0" schriftbildlich aufgrund
ihrer bauchigen Form und klanglich aufgrund ihrer offenen Aussprache sehr @hnein.
Insbesondere bei einer flichtigen Betrachtung und in der fllichtigen Erinnerung der
jeweiligen Marke kann der eine Vokal schnell fir den anderen Vokal gehalten wer-
den. Phonetisch kommt hinzu, dass in vielen Dialektformen, die auch die Ausspra-
che hochdeutscher Begriffe mitbestimmt, beide Vokale kaum auseinander zu halten
sind. So klingt der Vokal ,a“ wie ein ,,0“, wenn er mit in einer fir den sachsischen,
rhein- oder moselfrankischen oder bayrischen Dialekt typischen Weise ausgespro-

chen wird.

Diese sehr starke Ahnlichkeit in visueller und akustischer Hinsicht wird nicht durch
klar erkennbare begriffliche Unterschiede relativiert oder gar neutralisiert (vgl. zu
Letzterem EuGH, GRUR 2006, 413 - SIR/ZIRH; EuGH GRUR 2006, 237
Picaro/Picasso; EuUGH GRUR-RR 2009, 356 Mobelix/Obelix; BGH GRUR 2010,
235, 236 - AIDA/AIDU; BGH GRUR 2017, 914 Medicon-Apotheke / MediCo
Apotheke). Dem steht namlich die englische Genitivbildung beider Marken entge-
gen. Hierdurch kann das angesprochene Publikum einen Begriffsinhalt erst nach
einer eingehenden Betrachtung der Marken erkennen. Da die beiden Marken sich
wegen der vorgenannten geringfligigen Abweichung nur im zweiten Buchstaben

unterscheiden, ist von einer sehr hohen Marken&hnlichkeit auszugehen.

C) Angesichts dieser sehr hohen Markené&hnlichkeit und der normalen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ware nach der Wechselwirkungstheorie
des Europaischen Gerichtshofs eine Verwechslungsgefahr nur auszuschliel3en,

wenn die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen
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zu denjenigen der Widerspruchsmarke entweder unahnlich wéren oder einen nur
weit unterdurchschnittlichen Ahnlichkeitsgrad aufweisen wirden. Fiir die im Tenor
genannten Waren und Dienstleistungen lasst sich jedoch ein solch geringer Grad
der Ahnlichkeit oder gar eine Unahnlichkeit nicht feststellen; vielmehr liegt insoweit
ein zumindest unterdurchschnittlicher Grad der Waren- oder Dienstleistungsahn-
lichkeit vor. Demgegentiber ist bei den ubrigen ebenfalls angegriffenen Waren der
Grad der Ahnlichkeit zu den unter der Widerspruchsmarke benutzten Dienstleistun-

gen zu gering, um eine Verwechslungsgefahr begriinden zu kénnen.

aa) Die Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist
nach standiger Rechtsprechung unter Berlcksichtigung aller erheblichen Faktoren
zu ermitteln, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehéren insbeson-
dere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte oder
Leistungen (vgl. EUGH GRUR 1998, 922, Rn. 23 - Canon). Von Bedeutung sind
auch ihre regelmafiige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart
sowie ihr Verwendungs- und Einsatzzweck (vgl. Thalmaier in: Kur/v. Bomhard/
Albrecht, BeckOK MarkenR, 19. Edition, Stand 01.10.2019, § 14 Rn. 297-300).
Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Pro-
dukten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern,
wenn sie die Waren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet
wahrnehmen, der Schluss aufdrangt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom
selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen
(vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Rn. 85 — VITAFRUIT; BGH, GRUR 2018, 79, Rn. 11
— OXFORD/Oxford Club; BGH, GRUR 2008, 719, Rn. 29 — idw Informationsdienst
Wissenschaft; BGH, GRUR 2014, 378, Rn. 38 — OTTO CAP).

bb) Sofern wie vorliegend die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-
marke bestritten ist, dirfen, sofern dieses Bestreiten zulassig ist, in den Waren- und
Dienstleistungsvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke nur diejenigen Waren

oder Dienstleistungen einbezogen werden, deren Benutzung vom Inhaber der
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Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist oder die im Rahmen der soge-
nannten erweiterten Minimalldsung als benutzt anzuerkennen sind (8 158 Abs. 5
i.V.m. 8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fas-
sung). Nach diesen Grundsétzen sind vorliegend auf Seiten der Widerspruchs-
marke nur die Dienstleistungen der Klasse 43 beim Waren- und Dienstleistungsver-
gleich zu bertcksichtigen.

(1) Die Beschwerdegegnerin hatte im Verwaltungsverfahren zunachst ausdrtick-
lich die Benutzung der Widerspruchsmarke fiir die eingetragenen Dienstleistungen
der Klasse 41 bestritten (Schriftsatz vom 11. November 2013). Nachdem der Be-
schwerdefiihrer Benutzungsunterlagen vorgelegt hatte, die sich im Wesentlichen
auf seine gastronomischen Betriebe beziehen, und die Beschwerdegegnerin diese
als unzureichend bezeichnet hatte, ist davon auszugehen, dass seitens der Be-
schwerdegegnerin nunmehr - zumindest konkludent - eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen bestrit-

ten worden ist.

(2) Die undifferenziert erhobene Nichtbenutzungseinrede erfasst grundsatzlich
beide Benutzungszeitrdume nach § 158 Abs. 3 i.V.m. § 43 Abs. 1 (a.F.) MarkenG,
da es sich vorliegend um ein Verfahren tber einen Widerspruch handelt, der nach
dem 1. Oktober 2009 und vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, so dass fur
ihn 8 43 Abs. 1 MarkenG und 8§ 26 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 gelten-
den Fassung anzuwenden ist. Da zwischen der Eintragung der Widerspruchsmarke
am 16. Juli 2008 und der Veréffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke
am 9. Juli 2010 weniger als funf Jahre liegen, war die Einrede allerdings nach § 158
Abs. 5i.V.m. 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unzuléassig. Demgegeniber war bereits
bei der erstmaligen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 11. November 2013
der Zeitraum von funf Jahren nach der Eintragung der Widerspruchsmarke seit
knapp 4 Monaten abgelaufen, so dass die Nichtbenutzungseinrede nach § 158
Abs. 5i.V.m. 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 (a.F.) MarkenG zulassig war.
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Da es sich um einen sogenannten ,wandernden“ Benutzungszeitraum von funf Jah-
ren vor dem Zeitpunkt der Entscheidung tUber den Widerspruch handelt, hat der
Beschwerdefuhrer aufgrund der zulassigen Nichtbenutzungseinrede eine rechtser-
haltende Benutzung nunmehr fir den Zeitraum von November 2014 bis Novem-

ber 2019 glaubhaft zu machen.

(3)  Wer die Benutzung seiner Marke glaubhaft zu machen hat, muss nach § 158
Abs. 5i.V.m. 8§ 26 (a.F.) MarkenG durch geeignete Glaubhaftmachungsmittel, zu
denen alle Beweismittel einschliel3lich der eidesstattlichen Versicherung gehoren
(vgl. 8 294 ZPO), darlegen und nachweisen, dass die Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung (8 26 Abs. 2 MarkenG a.F.) fur die Waren oder Dienstleistungen, fir
die sie eingetragen ist, im Inland in der eingetragenen Form oder in einer ihren
kennzeichnenden Charakter nicht veranderten abweichenden Form (8§ 26 Abs. 5
MarkenG a.F.) ernsthaft benutzt worden ist. Eine Benutzung ist dabei als ernsthaft
einzustufen, wenn die Marke tatsachlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild
auf dem Markt prasent ist und es keine Anhaltspunkte daflr gibt, dass nur eine blof3
symbolische Scheinbenutzung vorliegt (EuGH, GRUR 2008, 343, Rn. 72 und 74
— Il Ponte Finanziaria; BGH GRUR 2012, 832, Rn. 49 — ZAPPA). Die Abgrenzung
erfolgt dabei anhand verschiedener, zueinander in Wechselbeziehung stehender
Kriterien, insbesondere den Umsatz- und Verkaufszahlen, dem Geschéaftsumfang,
der Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen, der Herstellungs- und Ver-
marktungskapazitat, der Diversifikation des Geschéafts und der Natur der relevanten
Waren und Dienstleistungen (EuG, GRUR Int 2005, 47 — Vitafruit; EUG, GRUR-
Prax 2016, 237 — Frisa). Hierfir kann auch eine geringfligige Verwendung der
Marke unter Umstanden ausreichen (EuGH, GRUR 2003, 425, Rn. 38 und 39
— Ansul/Ajax; EuGH, GRUR 2006, 582, Rn. 72—-74 — VITAFRUIT; BGH, GRUR
2006, 152, Rn. 24 — GALLUP). Ob die Benutzung ernsthaft ist, beruht in der Regel
auf einer Einzelfallbeurteilung (BGH, GRUR 2013, 725, Rn. 38 — Duff Beer).
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Nach diesen Grundséatzen ist aufgrund der im Verwaltungs- und im Beschwerde-
verfahren vorgelegten Unterlagen die Widerspruchsmarke fir die eingetragenen

Dienstleistungen der Klasse 43 im relevanten Zeitraum ernsthaft benutzt worden.

(4) Die im Verwaltungsverfahren zunéchst eingereichten Unterlagen kdnnen
hierfir allerdings nicht herangezogen werden, weil sie nur eine Benutzung vor dem
hier relevanten Zeitraum betreffen. Sich auf den hier mafl3geblichen Zeitraum bezie-
hende Unterlagen wurden vielmehr erst im Rahmen des Erinnerungsverfahrens ein-
gereicht. Insbesondere die mit Schriftsatz vom 11. Februar 2016 vorgelegte eides-
stattliche Versicherung des Beschwerdeflhrers vom 22. Dezember 2014 weist
namhafte Umsatzzahlen fir die Jahre 2008 bis 2014 unter Verwendung der Wider-

spruchsmarke und die Art ihres Einsatzes aus.

Aus den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen, bei denen es sich weit-
gehend um Fotos von Speisekarten, Flyern und Anzeigen handelt, ergibt sich eine
Benutzung der Widerspruchsmarke bis zum Jahr 2018. Allerdings sind nur die der
Beschwerdebegriindung beigefligten Anlagen 16 bis 21 (Bl. 153 bis 231 GA)
bedeutsam, da nach Aussage des Beschwerdefiihrers allein sie den zu prufenden
Benutzungszeitraum betreffen. Von ihnen ist wiederum ein groRRer Teil nicht ver-
wertbar, weil auf ihnen das Datum der Verwendung nicht zu finden ist. In folgenden
Unterlagen ist jedoch die Widerspruchsmarke zu einem bestimmten Zeitpunkt
genannt oder abgebildet:

— Veranstaltung ,Dinner & Theater® im Restaurant ,Mango’s® in E...
am 14. Februar 2014 (BI. 157 d. GA)

— ,Cocktail Wochen* am 6. und 7. Februar 2014 (Bl. 166 d. GA)

— Beauftragung der Einstellung des ,Mango’s Strandhotels” bei der Internet-
Plattform H... vom 12. November 2014 (Bl. 171 d. GA)

— Anzeige fir die Verbindung der Ubernachtung im Hotel ,Mango’s* mit Golf-
spielen auf benachbarten Golfplatzen unter der Bezeichnung ,Hole in one*
fur die Zeit vom 15. Mai bis 30. September 2014 (Bl. 173 d. GA)
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Kontingentvertrag mit dem Reisebiro D... fir den Zeitraum 5. Ja-
nuar 2014 bis 20. Dezember 2014 (Bl. 174 d. GA)

.Mango’s Ice & Fun Family* fur die Zeit vom 15.11.2014 bis 31.03.2015
(Bl. 178 f. d. GA)

E-Mail vom 25.02.2015 zur Druckfreigabe fir ,DAS K...-BUCH" (BI. 183 ff.
d. GA)

Vertrag mit der M... GmbH vom 19.10.2015 (Bl. 186
d. GA)

Beauftragung der Einstellung des Hotels bei H... vom 30.07.2016 (BIl. 188
bis 191 d. GA)

Beauftragung der Anzeige fur Hotel und Restaurant im Gutscheinheft K...,
Auflage 14 vom 10.01./12.02.2017 (BI. 194 bis 197 d. GA)

Bestatigung der K1... GmbH vom 29.05.2018 an ,Mango’s“ Uber
die Einstellung beim Gutscheinbuch (Bl. 199 bis 201 d. GA)

Zeitungsbericht in der E... Zeitung vom 9. Marz 2018 (Bl. 202
d. GA)

Den eben genannten Unterlagen lasst sich entnehmen, dass die widerspre-

chende Wortmarke in der folgenden besonderen, bildlichen Schreibweise verwen-

det wurde:

Hierdurch wurde ihr kennzeichnender Charakter allerdings nicht verandert, da das

Markenwort ohne Weiteres deutlich erkennbar bleibt und sich diese Wiedergabe

von der eingetragenen Wortmarke, deren Schutz ohnehin alle tiblichen Schreibwei-

sen umfasst, lediglich in der besonderen Schreibweise auf dunklem Hintergrund

unterscheidet, die wiederum gegenuber den Ublichen Schreibweisen nur leicht

abgewandelt ist. Daher ist diese Art der Verwendung geeignet, eine Benutzung der
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Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (8§ 158 Abs. 5 MarkenG i. V. m. 8§ 26
Abs. 3 MarkenG a. F.).

(6) Zahlen zu Umsatzen mit Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen
unter der Widerspruchsmarke sind bislang nur in der im Verwaltungsverfahren vor-
gelegten eidesstattlichen Versicherung vom 22. Dezember 2014 genannt worden.
Davon fallen zwar nur noch die fur das Jahr 2014 genannten Zahlen (... €
im Restaurant in K..., ... € im Restaurant in E..., .. € im
Hotel in E..., ... € Dbei AulRenveranstaltungen) in den relevanten
Zeitraum von November 2014 bis November 2019. Aus den vorgelegten Unterlagen
ergibt sich, dass die Widerspruchsmarke auch vor 2014 in ahnlichem Umfang
benutzt wurde. Da, wie oben bereits festgestellt wurde, auch in den Jahren nach
2014 die Widerspruchsmarke tatsachlich weiter benutzt wurde, reichen die Unter-
lagen, obwohl Umsatzzahlen nur fir das Jahr 2014 genannt wurden, in ihrer Ge-
samtschau als Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-

spruchsmarke fur Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen aus.

(7)  Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts belegen
die Unterlagen auch eine Verwendung der Widerspruchsmarke nicht nur fur die
Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten“, sondern auch fir die Dienstleistungen
.Beherbergung von Gasten®. Dies ergibt sich entgegen der Annahme des Deut-
schen Patent- und Markenamts bereits aus der eidesstattlichen Versicherung aus
dem Jahr 2014. Denn das obere Bild auf deren Seite 3
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Seit 2014 tragt auch das vormalige Hotel "Seegarten” den Namen
"Mango's Strandhotel’ und ist gemal nachstehender Abbildung

entsprechend gekennzeichnet:

bezog sich nicht auf die darunter stehende Behauptung, seit 2014 sei das frihere
Hotel Seegarten als ,Mango’s Strandhotel” fortgefiihrt worden, sondern allein auf
das bereits zuvor in diesem Hotel unter der Widerspruchsmarke betriebene Restau-
rant. Der bildliche Beleg flr die vorgenannte Behauptung findet sich demgegentber
in der darunter befindlichen Abbildung, auf dem unschwer die Bezeichnung
.Mango’s Strandhotel“ erkennbar ist. Der vom Deutschen Patent- und Markenamt
gerugte angebliche Widerspruch zwischen Behauptung und Abbildungen kann
daher nicht nachvollzogen werden. Zudem zeigen erst recht die oben bezeichneten,
im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen eine Benutzung der Wider-

spruchsmarke auch fur das Hotel.
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(8) Die vorgelegten Unterlagen reichen auch zur Glaubhaftmachung der Benut-
zung im Inland aus. Dem steht nicht entgegen, dass die Restaurant- und Hotel-
dienstleistungen nur an bestimmten Orten im norddeutschen Raum angeboten wer-
den. Denn auch ein 6értlich begrenzter Gebrauch kann fur eine ernsthafte Benutzung
ausreichen. Die Grol3e des Benutzungsgebiets ist namlich nur einer der Faktoren,
die bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit einer Benutzung im Einzelfall zu berick-
sichtigen sind (vgl. EuUGH GRUR 2006, 582, Rn. 76 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2013,
925, Rn. 38 - VOODOO). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeftihrer die Dienstleis-
tungen der Klasse 43 fur das Inland auch Uber das Internet anbietet (vgl. hierzu
BPatG BIPMZ 2012, 272, 276 - SCORPIONS).

(9)  Allerdings gentigen die Unterlagen nicht, um auch eine Benutzung fur Dienst-
leistungen der Klasse 41 glaubhaft zu machen. Hier kdme allenfalls eine Verwen-
dung fur ,Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten in Betracht. Die hierflr vorgelegten
Unterlagen, bei denen es sich nur um Anzeigen handelt, lassen aber nicht hinrei-
chend erkennen, ob die Veranstaltung unter der Widerspruchsmarke angeboten
worden ist oder ob nur mit der Widerspruchsmarke auf den Ort der Veranstaltung,
die von einem Dritten angeboten wurde, hingewiesen wird. Im letztgenannten Fall
lage aber schon keine Benutzungshandlung mit der Widerspruchsmarke in Bezug
auf die oben genannten Dienstleistungen der Klasse 41 vor. Selbst wenn die Veran-
staltung unter der Widerspruchsmarke angeboten worden ist, reichen die Unterla-
gen nicht aus, da ihnen ein die Annahme einer bloRRen Scheinbenutzung ausschlie-

Render Umfang nicht entnommen werden kann.

Auch eine Erstreckung der glaubhaft gemachten Dienstleistungen fur die Klasse 43
auf die Dienstleistungen der Klasse 41 im Rahmen der sogenannten ,erweiterten
Minimallésung® scheidet aus. Dagegen sprechen bereits die erheblichen Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Dienstleistungen, die zwar miteinander Berlhrun-
gen aufweisen, aber einander weder (zwingend) erganzen noch Ublicherweise vom
selben Anbieter stammen noch zwingend nur an denselben Orten angeboten wer-

den.
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cc) Inden Waren- und Dienstleistungsvergleich sind daher die unter der Wider-
spruchsmarke benutzten Dienstleistungen der Klasse 43 auf der einen Seite und
die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke einzubeziehen (§ 158
Abs. 5i.V.m. 8§ 43 Abs. 1 Satz 3 — a.F. - MarkenG). Danach liegt eine Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit im fur die Verwechslungsgefahr — wie oben bereits aus-
gefuhrt — hinreichenden Grad nur fir die im Tenor genannten Waren und Dienst-

leistungen vor, fur welche die angegriffene Marke eingetragen ist.

(1)  Eine Ahnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten
Waren der Klasse 21 und den von der Widerspruchsmarke benutzten Dienstleistun-
gen der Klasse 43 liegt nicht vor. Denn die dort genannten Waren weisen weder
nach ihrer Art noch nach den Ublichen Anbietern noch nach den Ublichen Vertriebs-
orten irgendwelche Beruhrungspunkte zu den Dienstleistungen der Klasse 43 auf.
Insoweit bleiben Beschwerde und Widerspruch von vornherein erfolglos.

(2) Die in Klasse 30 genannten Lebensmittel, fir welche die angegriffene Marke
eingetragen ist, sind demgegeniber zu den Dienstleistungen der Klasse 43 der
Widerspruchsmarke zumindest unterdurchschnittlich ahnlich.

Hierzu reicht bereits der Umstand, dass Gegenstand der Dienstleistung der Klas-
se 43 ,Verpflegung von Géasten“ gerade auch die Zubereitung der in Klasse 30 auf-
gefuihrten Lebensmittel sein kann. Denn Gegenstand dieser Dienstleistung kann
sowohl das Angebot unverarbeiteter als auch verarbeiteter Produkte sein. Der Ver-
braucher erwirbt heutzutage sowohl Rohkost, um sie unmittelbar zu verzehren oder
selbst zuzubereiten, als auch bereits fertig zubereitete Speisen. Letztere werden
dabei auch von Lebensmittelgeschaften angeboten. Hier ist etwa an eigens hierfir
eingerichtete Bereiche in Supermarkten, aber auch in Backereien oder Metzgereien
zu denken, die mehr oder weniger der Einrichtung von Cafés oder Gaststatten
ahneln, indem sie Sitz- oder zumindest Stehmdglichkeiten zum sofortigen Verzehr
der angebotenen, fertig zubereiteten Lebensmittel bieten. Darliber hinaus werden

zubereitete Lebensmittel aber auch als Fertigprodukte angeboten, die — etwa als
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Tiefkiihlkost oder in Konserven — nur noch vom Kunden zuhause aufgewarmt wer-
den mussen. Schliel3lich gibt es inzwischen auch sog. ,Kochboxen®, die alle not-
wendigen Zutaten (einschliel3lich der Gewirze) fir die Zubereitung eines kom-
pletten Essens mit Vor-, Haupt- und Nachspeise enthalten. Dabei wird auch auf
besondere Bedirfnisse, etwa von Sportlern oder Menschen mit Lebensmittel-Un-
vertraglichkeiten, Rucksicht genommen, oder besondere Gelegenheiten, etwa fur
einen Nachmittagstee oder zum Kaffee, berlcksichtigt. Diese starken Bezlige zwi-
schen dem Lebensmittelangebot von Waren der Klasse 30 und der Dienstleistung
.verpflegung von Gasten* begrindet einen zumindest unterdurchschnittlichen Grad
der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, der vorliegend wie oben ausgefthrt zur

Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreicht.

(3) Die im Tenor genannten, von der angegriffenen Marke beanspruchten Ein-
zelhandels-, Online- und Versandhandelsdienstleistungen in Klasse 35 sind zu den
,Dienstleistungen zur Verpflegung von Gasten“ auf Seiten der Widerspruchsmarke
zumindest unterdurchschnittlich ahnlich. Denn diese Dienstleistungen, die sich vor-
nehmlich an Endverbraucher richten, dienen der Besorgung der fir die Verpflegung
von Gasten erforderlichen Lebensmittel, Getranke, Tabakwaren und sonstigen Ge-

nussmittel, so dass sie enge Berihrungspunkte haben.

Etwas anderes gilt fur die sonstigen Dienstleistungen der Klasse 35 der ange-
griffenen Marke, die allenfalls in einem - fir die Verwechslungsgefahr nicht mehr
ausreichenden - weit unterdurchschnittlichen Ahnlichkeitsgrad zu den benutzten
,Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten“ der alteren
Marke stehen. Denn sie unterscheiden sich nach ihrer Art und ihrer Zielgruppe deut-
lich von den Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen. Letztere richten
sich ndmlich an Endverbraucher, wahrend die nicht im Tenor genannten, von der
jungeren Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 nahezu ausschliel3-
lich der Unterstitzung der Tatigkeiten anderer Gewerbetreibender dienen und damit
ausschlieflich fur ein Fachpublikum erbracht werden. Dies gilt auch fir Grol3han-

delsdienstleistungen, deren Hauptzweck der Verkauf von Waren an Einzelhandels-
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und Handwerksbetriebe ist. Zudem ist der Gegenstand dieser Dienstleistungen
hauptséachlich betriebswirtschaftlicher Natur, dient aber nicht der unmittelbaren
Befriedigung eines Verpflegungs- oder voribergehenden Wohnbedarfs des ange-

sprochenen Publikums.

(4) Die ,Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gasten® in
Klasse 43 sind identisch fir beide Marken geschutzt. Unter diesen Oberbegriff fallen

auch die weiteren Dienstleistungen

.Betrieb einer Bar; Betrieb von Hotels; Betrieb von Motels; Dienstleistun-
gen von Pensionen; Vermietung von Gastezimmern; Verpflegung von
Gasten in Cafés; Verpflegung von Gasten in Restaurants; Verpflegung
von Gasten in Schnellimbissrestaurants [Snackbars]; Verpflegung von
Gasten in Cafeterias; Verpflegung von Géasten in Kantinen; Verpflegung

von Gasten in Selbstbedienungsrestaurants”

der angegriffenen Marke, da hiermit der Oberbegriff nur fiir eine bestimmte Ausrich-
tung von gastronomischen Betrieben und Beherbergungsunternehmen oder — wie
bei den Vermietungsdienstleistungen — nach der Art ihrer Erbringung eingegrenzt
wird. Auch die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistun-

gen

.Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Feriencamps [Beherber-

gung]”

sind zu den Beherbergungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke zumindest
durchschnittlich ahnlich. Zwar beschranken sich die Betreiber von Campingplatzen
ublicherweise darauf, nur den Platz zu vermieten, auf dem der Nutzer in einem von
ihm selbst mitgebrachten Campingwagen oder Zelt unterkommen kann. Insoweit
liegt zwar ein Unterschied zu Beherbergungsbetrieben vor, welche die Unterbrin-

gung des Gastes in einem hierfur zur Verfigung gestellten Raum zum Gegenstand
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haben. Allerdings gibt es zunehmend auch Campingplatze, die Uber die blof3e Platz-
miete hinaus auch eigene Campingwagen, Mobilehomes oder Hitten zur Unterbrin-
gung anbieten. Die Unterbringungsmdglichkeiten auf solchen Campingplatzen und
in Feriencamps sind haufig dhnlich ausgestattet wie in Hotels, so dass sie sich von

diesen allenfalls noch geringfligig unterscheiden.

Die weiteren Dienstleistungen

.vermietung von Zelten; Vermietung von Ferienhausern; Zimmerreser-
vierung; Zimmerreservierung in Hotels; Zimmerreservierung in Pensio-

nen; Zimmervermittlung [Hotels, Pensionen]”

dienen der Durchfiihrung der vorgenannten Beherbergungsdienstleistungen und
sind als Annexdienstleistungen zu diesen hochgradig &hnlich.

Derselbe Ahnlichkeitsgrad liegt auch fiir die Dienstleistungen

,Catering; Party-Planung [Verpflegung]; Vermietung von Backofen und
Kochgeraten; Vermietung von Versammlungsraumen; Vermietung von
Zelten; Vermietung von Geschirr und Besteck; Vermietung von Stihlen,

Tischen, Tischwasche, Glasern*“

vor. Catering-Dienstleistungen dienen ebenfalls der Verpflegung, indem Getranke
und fertig zubereitete Speisen im Rahmen des Caterings zum Kunden geliefert wer-
den. In dieser Form unterscheiden sie sich von den Ublichen Verpflegungsdienst-
leistungen, die in den Raumen des Gastwirts erbracht werden, allein durch den Ort
ihrer Erbringung. Sie werden aber nicht nur in dieser Form von hierauf spezialisier-
ten Unternehmen erbracht, sondern auch von vielen Gaststatten und Restaurants.
Diesen Dienstleistungen, die in der Regel in Zusammenhang mit privaten oder
beruflichen Veranstaltungen des Kunden stehen, geht zumeist eine Beratung, etwa

zur Auswahl der Speisen und Getranke, voran, so dass auch die von der jingeren
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Marke beanspruchte Dienstleistung ,Party-Planung [Verpflegung]“ mit ihnen in
engem Zusammenhang steht. Privaten oder beruflichen Veranstaltungen des Kun-
den, die in den vom Gastwirt oder Hotelier hierzu bereitgestellten RAumen stattfin-
den, liegt eine — ebenfalls im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jingeren
Marke enthaltener — ,Vermietung von Versammlungsraumen; Vermietung von Zel-
ten” zugrunde. Bei Veranstaltungen, die sowohl in den privaten oder beruflichen
Raumen des Kunden als auch in angemieteten Raumlichkeiten des Dienstleisters
stattfinden, kommt es haufig auch zur ,Vermietung von Backdfen und Kochgeréten;
Vermietung von Geschirr und Besteck; Vermietung von Stihlen, Tischen, Tisch-
wasche® und ,Glasern“. Werden die vorgenannten, von der angegriffenen Marke
beanspruchten Dienstleistungen mithin unter derselben Marke erbracht wie die in
den eigenen Geschaftsraumen des Dienstleisters angebotenen Beherbergungs-
oder Verpflegungsdienstleistungen, wird das so angesprochene Publikum ohne
Weiteres auf dieselbe Herkunft schlief3en.

(5) Anders ist dies indessen bei den ebenfalls von der angegriffenen Marke

beanspruchten Dienstleistungen

.Betrieb von Tierheimen; Dienstleistungen einer Kinderkrippe; Dienstleis-

tungen von Alten- und Seniorenheimen®.

Hier wird das Publikum in aller Regel nicht mehr auf dieselben Betreiber schlieRen,
so dass diese Dienstleistungen zu den von der Widerspruchsmarke benutzten
Dienstleistungen unéhnlich sind. Der Betrieb von Tierheimen und Kinderkrippen
dient einem anderen Zweck als Beherbergungsdienstleistungen. In Tierheimen wer-
den nicht Gaste, also Menschen, sondern Tiere untergebracht. Bei Tierheimen und
Krippen stehen im Ubrigen die Versorgung der Tiere und die Betreuung und Erzie-
hung von Kindern so stark im Vordergrund, dass das Publikum sie nicht als Beher-
bergungsbetriebe ansieht. Von Alten- und Seniorenheimen unterscheiden sich Be-
herbergungsbetriebe nach dem Verstandnis des Publikums in aller Regel vor allem

darin, dass Gegenstand der Beherbergungsdienstleistung nur der - selbst wenn er
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auf einen langeren, Wochen oder Monate umfassenden Zeitraum angelegt ist -
vorubergehende Aufenthalt des jeweiligen Gastes ist, wahrend Alten- und Senio-
renheime dem dauerhaften Wohnbedarf ihrer Bewohner dienen. Ihr Gegenstand
umfasst zudem haufig auch Pflegedienstleistungen, wodurch sie sich von Beher-

bergungsbetrieben ebenfalls deutlich unterscheiden.

(6) Soweit die vorgenannten, von der angegriffenen Marke beanspruchten
Dienstleistungen zu den von der Widerspruchsmarke benutzten Dienstleistungen
unahnlich oder nur weit unterdurchschnittlich &hnlich sind, ist der Widerspruch
unbegriindet, so dass die Beschwerde gegen die den Widerspruch und die Erinne-
rung zurlickweisenden Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts zuriick-

zuweisen ist.

3. Da somit der Widerspruch nur im Hinblick auf die im Tenor genannten Waren
und Dienstleistungen zu Unrecht vom Deutschen Patent- und Markenamt zurtick-
gewiesen wurde, waren die angefochtenen Beschlisse lediglich in diesem Umfang
teilweise aufzuheben und auch nur in diesem Umfang die Léschung der Eintragung
der angegriffenen Marke anzuordnen. Im Ubrigen war die Beschwerde zuriickzu-

weisen.

C. Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG sind ebenso wenig vorhanden wie Griinde flr eine Zulassung der
Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Prof. Dr. Kortbein Schwarz Werner
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